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Grundsatz: Nachahmungsfreiheit!

Es sei denn:

— gewerbliche Schutzrechte (Patent, Gbm, GeschmM,
Marken) existieren oder

— Ergéanzender Leistungsschutz aufgrund
wettbewerbswidriger Umstande (UWG) liegt vor oder

— Urheberrechtsschutz (UrhG) existiert.

22.05.2014 2

22.05.2014



Nachahmung erlaubt 1?

Stihl Motorsage

Dornbracht Armatur
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Einkaufskorb ,,CARRYBAG*

Original: Reisenthel Accessoires, Puchheim

Plagiate:

1) Xin Hang Wujin Tools Dongyang
Zhejiang Co., Ltd., Zhejiang, P.R.
China

2) Arbor Handels GmbH, Leonding,
Osterreich

3) Edwards Trade Company B.V.,
Mljdrecht, Niederlande

4) Berni Irio & Co. S.n.c., Luzzara,
Italien

5) Bed Bath & Beyond Inc., New
York, U.S.A.

6) KODI - Diskontldden GmbH,
Oberhausen

7) TOP Marketing, Taipei, Taiwan

8) Shanghai Light Industrial Products
Import & Export Corp., Ltd.,
Shanghai. P.R. China

9) Xiamen Helen Industry & Trade
Co., Ltd., Xiamen, P.R. China

10)Yilmaz Guntekin, Gelsenkirchen
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Verhaltnis gewerbliche Schutzrechte - UWG

gewerbliche Schutzrechte:

» Ziel: Schutz eines
Leistungsergebnisses.

=>» Absoluter Schutz gegen
Nachahmung.

o 2.T. formelle
Voraussetzungen,
Eintragung, begrenzte
Zeitdauer, ...

22.05.2014

UWG :

» Ziel: Schutz vor
unlauterem
Wettbewerbsverhalten.

=>»Schutz gegen Nachahmung
soweit und solange
“besondere
wettbewerbliche
Umstande” vorliegen.

» Kein Ersatz fur “nicht

mehr bestehendes”
Schutzrecht!
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UWG - Gesetzt gegen den unlauteren Wettbewerb

§ 1 Zweck des Gesetzes
Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der VVerbraucherinnen und
Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren
geschéaftlichen Handlungen. Es schiitzt zugleich das Interesse der
Allgemeinheit an einem unverfalschten Wettbewerb.

§ 2 Definitionen
(1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet

1. ,geschéaftliche Handlung“ jedes Verhalten einer Person zugunsten des
eigenen oder eines fremden Unternehmens vor, bei oder nach einem
Geschaftsabschluss, das mit der Férderung des Absatzes oder des Bezugs
von Waren oder Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der
Durchfiihrung eines Vertrags Uiber Waren oder Dienstleistungen objektiv
zusammenhangt; als Waren gelten auch Grundstiicke, als Dienstleistungen
auch Rechte und Verpflichtungen;
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UWG - Gesetzt gegen den unlauteren Wettbewerb

§ 3 UWG: Unlautere geschéftliche Handlungen sind unzul&ssig, wenn sie geeignet
sind, die Interessen von Mitbewerbern, Verbrauchern oder sonstigen
Marktteilnehmern spirbar zu beeintrachtigen.

§ 4 UWG: Unlauter im Sinne von § 3 handelt insbesondere, wer
1.-8....

9. Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder
Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er

a) eine vermeidbare Tauschung der Abnehmer tber die betriebliche Herkunft

herbeifihrt,

b) die Wertschatzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung
unangemessen ausnutzt oder beeintrachtigt oder

c) die fur die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen
unredlich erlangt hat;

10. Mitbewerber gezielt behindert

22.05.2014 9

Ergédnzender Leistungsschutz — VVoraussetzungen

1. Es liegt eine Nachahmung eines Originals vor

2. Das Original weist wettbewerbliche Eigenart (WE) auf
(die Voraussetzung wird im Gesetz nicht explizit genannt!)

3. Es kommen besondere wettbewerbswidrige Umstande hinzu, z.B.
a) vermeidbare Herkunftstauschung
b) Rufausbeutung oder Rufbeeintréchtigung
c) unredliche Erlangung von Informationen

4. Bei Beurteilung besteht eine Wechselwirkung zwischen den drei genannten
Voraussetzungen:

T Nachahmung+TWE+{ Begleitumstande oder
INachahmung+TWE+TBegleitumstande
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1. Nachahmung

Voraussetzung: Original ist dem Verletzer bekannt
(bei Wettbewerbern vermutet, Marktbeobachtungspflicht)

Typisierung: - identische Leistungstibernahme (Imitation)
- fast identische Leistungstibernahme
- nachschaffende Leistungstibernahme
Unterscheidung wichtig im Hinblick auf Wechselwirkung:

Grad der Nachahmung <~WE « wettb.-widrige Umsténde

22.05.2014 11

2. Wettbewerbliche Eigenart

Grundsatzlich liegt wettbewerbliche Eigenart vor, wenn
Merkmale des Erzeugnisses geeignet sind, die angesprochenen
Verkehrskreise auf

- betriebliche Herkunft
oder
- Besonderheiten des Erzeugnisses
hinzuweisen.

=>» Herkunftsfunktion

=>» Maligebliche Sichtweise der angesprochenen Verkehrskreise
(Endabnehmer, Jugendliche, Fachleute, ...)

22.05.2014 12
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2. Wettbewerbliche Eigenart

Spezielle Fragen zur wettbewerblichen Eigenart:

(i) Kombination bekannter Merkmale?
(ii) technische Merkmale?

(iii) Bekanntheit in den Verkehrskreisen?
(iv) Wegfallen der Eigenart?

22.05.2014
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Spezielle Fragen zur wettbewerblichen Eigenart
(i) Kombination bekannter Merkmale
Auch eine Kombination von an sich aus dem *“bekannten

Formenschatz” vorbekannter Merkmale kann eine
wettbewerblich eigenartige Gestaltung ergeben.

7]

BGH GRUR 2006, 79 - Jeans

 N—
22.05.2014
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Spezielle Fragen zur wettbewerblichen Eigenart

(if) Technische Merkmale

+  Ubernahme von zwingend notwendigen technischen
Merkmalen ist zul&ssig (Grundsatz des freien Standes der
Technik)

» Jedoch konnen auch technisch bedingte Merkmale
wettbewerbliche Eigenart begriinden, sofern sie frei
austauschbar sind.

22.05.2014 15

Beispiel:
BGH GRUR 2007, 984 — Gartenliege

“nicht sichtbares” technisches Merkmal:

Ermdglichung einer einstellbaren

“Relaxstellung” am Kopf- und Fuf3teil
= Eigenart

Beispiel:
BGH GRUR 2010, 80 - LIKEaBIKE

flachige Lenkergabel mit Durchtrittséffnung
=>»zu starkes Einschlagen des Lenkers wird
verhindert, konkrete Ldsung technisch nicht
zwingend

=>Eigenart
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Beispiel — technisch “optimale” Merkmale

BGH GRUR 2009, 1073 — Ausbeinmesser

Allein der Umstand, dass es sich bei einer Gestaltung eines Werkzeugs um
eine flir den Gebrauchszweck ,,optimale” Kombination technischer
Merkmale handelt, bedeutet noch nicht, dass es sich um eine
technisch notwendige Gestaltung handelt.

& \

“optimale Form” von Griff und Schneide

22.05.2014 17

BGH — Rollhocker: Identischer Nachbau (GRUR 1981, 517)

a) Fur die Beurteilung der Zuldssigkeit des identischen Nachbaus technisch-funktionaler
Elemente kommt es in erster Linie darauf an, ob letztere zwar technisch bedingt, aber trotz ihrer
technischen Funktion willkdrlich wéhlbar oder ob sie technisch notwendig sind. Nur in
letzterem Falle entfallt ein Ausstattungs- und Wettbewerbsrechtsschutz ohne weiteres, wahrend
bei lediglich technisch bedingten Gestaltungselementen Schutzfahigkeit jedenfalls insoweit
besteht, als nicht die Grundsatze der Entscheidung BGHZ 50, 125 - Pulverbehélter - eine andere
Beurteilung rechtfertigen.

b) Sind bei einer Gesamtkombination zahlreicher formgebender Elemente die Voraussetzungen
einer Freihaltung fir den Gemeingebrauch ... fiir alle Einzelelemente erfillt, so ist ein
Wetthewerbsrechtsschutz trotzdem dann nicht zu versagen, wenn bei einer Vielzahl an sich
austauschbarer Gestaltungselemente in allen Punkten die identische Nachahmung des
Konkurrenzprodukts gewahlt wird.

»

————-__QOriginal:
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Spezielle Fragen zur wettbewerblichen Eigenart

(iii) Bekanntheit in den Verkehrskreisen

» Bekanntheit des Herstellers nicht erforderlich - Eignung zum
Herkunftshinweis gentgt

* Allein Bekanntheit des Erzeugnisses kann wettbewerbliche
Eigenart begrinden oder verstarken

Beispiel (GRUR-RR 2008, 166):
Designpreis fur Mobel:
wettbewerbliche Eigenart eines
Holztisches

22.05.2014

Spezielle Fragen zur wettbewerblichen Eigenart

(iv) Wegfallen der wettbewerblichen Eigenart?

*  Grundsétzlich kann wettbewerbliche Eigenart entfallen, wenn
die Merkmale Allgemeingut geworden sind.

» Aber: Vorhandensein einer Vielzahl von Nachahmungen auf
dem Markt macht Gestaltung noch nicht zum Allgemeingut!

»  Kein Wegfall durch Zeitablauf !

22.05.2014 20
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3. wettbewerbswidrige Umstande
a) Vermeidbare Herkunftstauschung

» Herkunftstauschung liegt vor, wenn die angesprochenen
Verkehrskreise den Eindruck gewinnen kdnnen, die
Nachahmung stamme vom Hersteller des Originals oder von
einem verbundenem Unternehmen.

* “Vermeidbar” bedeutet, dass die Tauschung durch zumutbare
MaRnahmen verhindert werden kann.

22.05.2014 21

3. wettbewerbswidrige Umstande
a) Vermeidbare Herkunftstauschung

Zur Herkunftstauschung:
Voraussetzungen:

- gewisse Bekanntheit des Erzeugnisses
(BGH — Noppenbahnen, GRUR 2002, 275)

- Tdauschung der Abnehmers (Kaufers), nicht etwa von Dritten bzw. des
“Publikums”

- Entscheidend ist die Werbung/ Zeitpunkt des Kaufes: Danach kann keine
Herkunftstduschung mehr auftreten (BGH Femur-Teil, GRUR 2010, 1125;
Klemmbausteine 111, GRUR 2005, 349)

MafRstab:
- Sichtweise der angesprochenen Verkehrskreise (Fachleute, Jugendliche, ...)

- Ubereinstimmungen wiegen starker als Unterschiede, da Original u.
Nachahmung regelméfig nicht nebeneinander wahrgenommen werden

22.05.2014 22
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WATCH ITI EXPERIMENT Herkunftsté_uschung

Original und Féalschung

i i ¥ GRS
Quelle: Watch it! 1/2007 Magazin stern

BGH - Noppenbahnen (GRUR 2002, 275)

b) Der erganzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz
gegen eine vermeidbare Herkunftstduschung hat nicht nur
zur Voraussetzung, dass das nachgeahmte Erzeugnis
wettbewerbliche Eigenart besitzt, sondern auch, dass es bei
den maRgeblichen Verkehrskreisen eine gewisse
Bekanntheit erlangt hat.

c) Begriindet ein Nachahmer die Gefahr von
Herkunftstduschungen dadurch, dass er besondere technische
Gestaltungsmerkmale eines anderen Erzeugnisses in
zulassiger Weise tibernimmt, handelt er nur dann
wetthewerbswidrig, wenn er der Gefahr der
Herkunftstduschung nicht durch zumutbare MaRnahmen
entgegenwirkt. Zur Vermeidung einer
Herkunftstauschung kann es gegebenenfalls erforderlich
sein, nicht nur die Verpackung der Ware, sondern auch
diese selbst mit einem Herkunftshinweis zu
kennzeichnen.

22.05.2014
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3. wettbewerbswidrige Umstande
a) Vermeidbare Herkunftstauschung

Zumutbare MalRnahmen zur Vermeidung :
Malstab: Gestaltungsspielraum des Nachahmers

Geeignet kann z.B. die Wahl unterschiedlicher Materialien,
Produktbezeichnungen oder Verpackungen sein.

Kennzeichnung der Nachahmung mit eigener
Herkunftsbezeichnung u.U. dann nicht ausreichend, wenn sie
nicht dauerhaft am Produkt angegracht ist (z.B. Anhangeschild)

22.05.2014 25

Fall (vgl. BGH GRUR 2007, 795 — Handtaschen)

Wettbewerber-
produkte

26

Original “Birkin-Bag” (Hermes)

22.05.2014
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3. wettbewerbswidrige Umstande
b) Rufausbeutung oder Rufbeeintrachtigung

Voraussetzung:
Produkt genief3t “guten Ruf”, d.h. Wertschatzung
uber bloRe Bekanntheit hinaus.

Rufausbeutung

- liegt vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die
Wertschétzung des Originals auf die Nachahmung ubertragen.

- relevant insbesondere in Féllen, in denen keine
Herkunftstduschung der Abnehmer/Kaufer vorliegt, sondern Dritte
(also nicht die Kaufer) zu irrigen Vorstellungen uber Produkt
verleitet werden (z.B. Félschungen von Schmuck, Uhren,
Handtaschen — Dritter denkt der Abnehmer hat ein Original)

22.05.2014 27

3. wettbewerbswidrige Umstande
b) Rufausbeutung oder Rufbeeintrachtigung

Rufbeeintrachtigung liegt vor, wenn Nachahmung zu
Schéadigung des guten Rufes des Originals fihrt.

Ein Defizit der Nachahmung fuhrt nur dann zur
Rufbeeintréachtigung, wenn das Defizit gerade die Merkmale
betrifft, welche den guten Ruf begriinden.

Beispiele:

» Massenhafter Vertrieb einer Nachahmung, wenn bekannt ist, dass das
Original nur “exklusiv* vertrieben wird

» Nachahmung aus minderwertigem Material, wenn Original besonders robust
ist;
- zB einer teuren Uhr, die bekannterweise stof3fest und wasserdicht ist und
die Nachahmung ist gerade nicht stoRfest und wasserdicht
- zB Orthese mit hoher Qualitat wird nahezu identisch nachgeahmt in
minderer Qualitat (BGH Femur-Teil)

22.05.2014 28
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Beispiel: OLG Kadln, 2007 - iPod

1. Der unter der Bezeichnung "iPod" vertriebene
MP3-Spieler ist wegen seiner besonderen
Gestaltung und grofRen Verkehrsbekanntheit
von hoher wettbewerblicher Eigenart.

2. Wer im Sinne einer nachschaffenden

Leistungstibernahme

— wesentliche Elemente des "iPod“ bei
seinem eigenen Produkt ohne stichhaltige
technische Begriindung wiederholt, “

— an dessen guten Ruf zu partizipieren ‘ f
versucht und o L

— die Verbraucher anspricht, die sich
gegentber einem Teil ihres Umfeldes als
Besitzer des Originals gerieren wollen,

handelt unlauter gemat § 4 Nr. 9 b) UWG.

29

Beispiel: BGH Tchibo./.Rolex (GRUR 1985, 876)

Nachahmung: Royal mit Lilie Original: Rolex mit Krone
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Beispiel: BGH Tchibo./.Rolex (GRUR 1985, 876)

Fur die Annahme einer wettbewerblichen Eigenart kommt es insbesondere darauf an, ob die
betreffende Gestaltung in den interessierten Verkehrskreisen als Hinweis auf den Anbieter oder die
Ware dienen kann. Die Klagerin wendet sich unter anderem an die Nachfrager nach einer

wertvollen, prazisen Uhr, die den Trager aus dem Kreis einer Vielzahl seiner Mitbiirger heraushebt.

Aber: Keine Herkunftstauschung der Abnehmer, da Abnehmer wissen, dass es nicht das
Original ist.

Die Ubernahme der wettbewerblichen Eigenart hat zur Folge, daR die Nachahmungen der
Beklagten fiir echte Luxusuhren gehalten werden kdnnen. Nach den Feststellungen des
Berufungsgerichts besteht die Gefahr der Téduschung zwar nicht bei den Kéufern der Modelle
der Beklagten, wohl aber bei dem Publikum, das bei den Kaufern die Nachahmungen sieht
und zu irrigen Vorstellungen Uber die Echtheit verleitet wird. Die sich daraus ergebende
Maéglichkeit, mit der billigen Nachahmung die Wirkung einer typischen Luxusuhr erreichen zu
kdnnen, appelliert an das Prestigedenken der K&ufer und lockt mit dem von der Klé&gerin fiir diese
Gestaltungsform geschaffenen Image zum Kauf an. Die Beklagte, die sich dies zunutze macht,
héngt sich damit an den Prestigewert und guten Ruf der klagerischen Modelle an.

22.05.2014 31

Kichenarmaturen ovc ksin GRURRRSs. 30, 2014

Model ,,H. Blue* der Klagerin Beanstandete Nachahmung

Wellfresh 100

22.05.2014
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Kichenarmaturen

» Kiléger und Beklagte sind beides in der Branche bekannte Unternehmen!
» Keine vermeidbare Herkunftstduschung:

— Nur nachschaffende Nachahmung, da Reihe von Unterschieden
vorliegt: linkes Bedienelement und Sockel anders, kreuz- anstelle
von T-férmigem Eindruck: insgesamt Eindruck einer
Weiterentwicklung!

— Zudem: Dauerhafter Herkunftshinweis auf Produkt
» Keine Rufausbeutung:

— Abstand der Gesamteindricke recht grol3: keine Rufubertragung!
e Zudem: ,,Unangemessene” Rufausbeutung?

— Auch beklagte bietet ,erstklassige” Produkte an zu vergleichbaren
Preisen!

— Zudem: Keine irrigen Vorstellungen des Verkehrs!

22.05.2014 33

3. wettbewerbswidrige Umstande

weitere Umsténde, die an das Verhalten des Verletzers gegeniber
dem Herstellers des Originals ankniipfen:

¢) Unredliche Erlangung von Kenntnissen zur Nachahmung
« unredlich sind alle strafbaren Handlungen, Téuschung usw.
» unabhéangig davon, ob Verletzer die Handlung selbst ausfiihrt

d) Gezielte Behinderung

» Beeintrachtigung der Moglichkeit zur angemessenen
Vermarktung des Originals

* insbes. relevant, wenn Original (noch) keinen “guten Ruf” hat,
z.B. kurzfristiges Nachahmen von Mode in derselben Saison

22.05.2014 34
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Besonderheiten UWG

» Anspruche aus UWG konnen nur geltend gemacht werden von
(§8(3)
— Mitbewerber

— Verbénden zur Férderung gewerblicher o. selbstéandiger
Interessen, insbesondere Verbraucherschutzverbéande

— Qualifizierte/registrierte Einrichtungen
— Industrie- und Handelskammern
— Keine Privatpersonen
* Verjahrung ( § 11) : 6 Monate ab Zuwiderhandlung, beginnt
aber mit jedem VerstoRR aufs Neue

» Strafvorschriften (§ § 16-18): Insbesondere bei Beschaffung

oder Verrat von Betriebs- oder Geschaftsgeheimnissen
22.05.2014 35

§ 17 Verrat von Geschéfts- und Betriebsgeheimnissen

(1) Wer als eine bei einem Unternehmen beschaftigte Person ein Geschéfts- oder
Betriebsgeheimnis, das ihr im Rahmen des Dienstverhéltnisses anvertraut worden oder
zuganglich geworden ist, wéhrend der Geltungsdauer des Dienstverhaltnisses unbefugt an
jemand zu Zwecken des Wetthewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der
Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufligen, mitteilt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines
Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufiigen,

1.sich ein Geschéfts- oder Betriebsgeheimnis durch

a) Anwendung technischer Mittel,

b) Herstellung einer verkorperten Wiedergabe des Geheimnisses oder

¢) Wegnahme einer Sache, in der das Geheimnis verkorpert ist,

unbefugt verschafft oder sichert oder

2.ein Geschafts- oder Betriebsgeheimnis, das er durch eine der in Absatz 1 bezeichneten
Mitteilungen oder durch eine eigene oder fremde Handlung nach Nummer 1 erlangt oder sich
sonst unbefugt verschafft oder gesichert hat, unbefugt verwertet oder jemandem mitteilt.

22.05.2014 36
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§ 17 Verrat von Geschéfts- und Betriebsgeheimnissen

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In besonders schweren Fallen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder
Geldstrafe. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Taterl.gewerbsméaRig
handelt,

2.bei der Mitteilung weil3, dass das Geheimnis im Ausland verwertet werden soll, oder
3.eine Verwertung nach Absatz 2 Nummer 2 im Ausland selbst vornimmt.

(5) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungshehérde wegen
des besonderen 6ffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts
wegen flr geboten hélt.

(6) 8 5 Nummer 7 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend.

22.05.2014 37

Einkaufskorb ,,CARRYBAG*

Original: Reisenthel Accessoires, Puchheim

Plagiate:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7

8)

9)

Xiamen Helen Industry & Trade
Co., Ltd., Xiamen, P.R. China
10)Yilmaz Guntekin, Gelsenkirchen
22.05.2014
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Xin Hang Wujin Tools Dongyang
Zhejiang Co., Ltd., Zhejiang, P.R.
China

Arbor Handels GmbH, Leonding,

Osterreich A b o
Edwards Trade Company B.V., —

Mljdrecht, Niederlande

Berni Irio & Co. S.n.c., Luzzara,

Italien

Bed Bath & Beyond Inc., New

York, U.S.A.

KODI - Diskontldden GmbH,

Oberhausen

TOP Marketing, Taipei, Taiwan Original

Shanghai Light Industrial Products
Import & Export Corp., Ltd.,

Shanghai. P.R. China

VL1
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FALL: OLG Frankfurt STABILO PENG8 (GRrUR RR 2011,186):
Vermeidbare Herkunftstduschung?!

Wettbewerbliche Eigenart

Wettbewerbliche Eigenart liegt vor, wenn die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte
Merkmale eines Erzeugnisses geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf die
betriebliche Herkunft oder die Besonderheiten des Erzeugnisses hinzuweisen.

Nach der Uberzeugung des Senats kommt dem Pen 68 wettbewerbsrechtliche Eigenart
zu. Sie ergibt sich aus

- dem sechseckigen Querschnitt des Stiftkorpus in Verbindung mit dem runden
Endstlick,

- dem ,,Streifendesign® des Korpus, der sein typisches Erscheinungsbild daraus
herleitet, dass Kanten jeweils farblich durch weie, mit der Grundfarbe des Korpus
mehr oder weniger kontrastierende Streifen abgesetzt sind,

- der Einfarbung der Verschlusskappe ebenfalls in Schreibfarbe,

- der Form der Verschlusskappe, die eine gradlinige Verlangerung des Stiftkorpus
darstellt (ebenfalls sechseckig) und - von oben gesehen - einen aufien sechseckigen
und an seiner Innenseite runden Rand aufweist, wobei sich in der dadurch
entstehenden Vertiefung ein runder ,,Knopf* befindet,

- einem schmalen, schwarzen Ring zwischen der Verschlusskappe und dem im
Streifendesign gehaltenen Korpus, durch die der optische Eindruck erweckt wird,

dass die Kappe nicht unmittelbar auf dem (farbigen) Korpus aufsitzt.
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Bekanntheit

Der Gestaltung des ,,Pen 68“ kommt jedoch - wie bereits
ausgefuhrt - eine erhebliche Bekanntheit zu. Diese fuhrt zu einer
Steigerung der wettbewerblichen Eigenart (vgl. dazu: BGH,
Urt. v. 24.05.2007 - | ZR 104/04 - GRUR 2007, 984 Tz 28 -
Gartenliege; Kohler/Bornkamm, UWG, 28. Aufl., § 4 Rd 9.24).

22.05.2014 41

Vermeidbare Herkunftstiduschung

Besondere Umstéande, die die Wettbewerbswidrigkeit des Angebots der
Beklagten begriinden, sind ebenfalls gegeben, da durch die von ihr angebotenen
Schreibgeréte eine vermeidbare Herkunftstduschung im Sinne von § 4 Nr. 9
a UWG hervorgerufen wird.

Bei der Beurteilung der Ubereinstimmung und Ahnlichkeit von Produkten
ist grundsétzlich auf den Gesamteindruck abzustellen, den Original und
Nachahmung bei ihrer bestimmungsgeméaien Benutzung beim Betrachter
vermitteln, wobei eine Herkunftstauschung ausscheidet, wenn der Verkehr auch
bei geringer Aufmerksamkeit die Unterschiedlichkeit von Original und
Nachahmung wahrnimmt (BGH, Urt. v. 11.01.2007 — | ZR 198/04 - GRUR
2007, 795 Tz 32 und 41 — Handtaschen; Kéhler /Bornkamm, UWG, 28. Aufl.,
§ 4 Rd 9.43 UWG). Abzustellen ist dabei auf den Zeitpunkt der
Kaufentscheidung, weil Tathandlung allein das Anbieten der
Nachahmungsprodukte ist (BGH, Urt. v. 30.04.2008 - | ZR 123/05 - GRUR
2008, 793 Tz 33 — Rillenkoffer).
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Vermeidbare Herkunftstiduschung

Die Abweichungen der angegriffenen Ausfiihrungsformen gegeniiber dem
Pen 68 liegen allein in der Anzahl der Kanten und im Ubrigen darin, dass das
Endstlick beim Pen 68 unabhangig von der Schreibfarbe immer schwarz und bei
der angegriffenen Ausfiihrungsform immer in Schreibfarbe gehalten ist. Alle
anderen Gestaltungselemente einschlief3lich der Anpassung des Querschnitts
der Verschlusskappen an die Grundform des Korpus und die Gestaltung der
Kappen im Ubrigen sind identisch. Die abweichende Anzahl der Kanten geniigt
angesichts ihrer hier wie dort vorhandenen Betonung durch die wei3en Streifen
und die Ubernahme der iibrigen Merkmale nicht, um eine Herkunftstéduschung
auszuschliellen. Das gilt in besonderem MalRe in der (mal3geblichen)
Verkaufssituation, wo die Stifte der Beklagten dem Verbraucher in der
Verpackung gemall Anlage K 12 entgegen treten. Denn dort ist die Anzahl der
Kanten auf den ersten Blick nicht zu erkennen.
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Hilft hier eine Herstellerangabe?

Eine deutlich erkennbare Herstellerangabe auf dem nachgeahmten Produkt oder der
Verpackung spricht zwar gegen eine Herkunftstduschung. Denn es ist weder nahe liegend,
dass der Originalhersteller selbst eine solche Zweitmarke schafft, noch liegt die Vermutung
lizenzvertraglicher Beziehungen nahe, wenn eine (fast) identische Leistungstibernahme zu
verneinen ist, weil es nicht der Lebenserfahrung entspricht, dass ein Unternehmen seinen
Konkurrenten die nachschaffende Ubernahme seiner Produkte gestattet (Senat, Urt. v.
28.06.2007 - - S. 10). Grundsatzlich ausgeschlossen wird die
Herkunftstduschung durch eine unterschiedliche Herstellerangabe gleichwohl nicht. Ob
die deutliche Hervorhebung des Herstellernamens ausreicht, um die Gefahr einer
Herkunftsverwechslung in ausreichendem Mal3e einzuddmmen, ist vielmehr eine Frage der
Umsténde des Einzelfalls. Eine vermeidbare Herkunftstauschung waére dann zu bejahen, wenn
der Verkehr sich nicht auch an der Herstellerangabe, sondern allein an der &uRReren Gestaltung
orientieren und diese allein deswegen einem bestimmten Hersteller zuordnen wiirde (

- , Tz 33 — Viennetta). Dies ist hier der Fall.
Denn die Gestaltungsmerkmale, durch die die wettbewerbliche Eigenart der Stifte
begrundet wird, bleibt in der im Wesentlichen transparenten Verpackung erkennbar.
Dartiber hinaus hat die Angabe ,,Liquidly - liquid ink pens* in erster Linie beschreibenden
Charakter; dem Begriff ,,BEIFA“ kommt zumindest bei den angesprochenen Verkehrskreisen in

Deutschland keine (nennenswerte) Bekanntheit zu.
22.05.2014 44

22.05.2014

22



Ware eine Tauschung vermeidbar gewesen?

SchlieBlich war die Herkunftstauschung fur die Beklagte etwa durch Wahl
einer anderen Farbe fiir die Betonung der Kanten des Korpus, eine andere
Gestaltung der Verschlusskappen und des Ubergangs zwischen
Verschlusskappe und Korpus ihres Schreibgerats auch ohne Weiteres
vermeidbar. Abgesehen von dem Versuch, das eigene Produkt méglichst
weitgehend an den Pen 68 der Klagerin anzunéhern, sind sachliche Griinde
fiir die Ubernahme diese Gestaltungselemente weder von der Beklagten
vorgetragen noch ersichtlich.
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Fall

Ihr Bekannter B ist Taschenleuchtenfan und findet, dass die original MAG-L.ite
Leuchten zu teuer sind. Deswegen beauftragt er einen Freund aus China, MAG-
Lite Lampen zu vermessen und identisch nachzubauen. B hat vorher recherchiert
und keine Patente oder Gebrauchsmuster von MAG gefunden, die die Leuchte
unter Schutz stellen. Er findet lediglich eine Wortmarke: MAG-Lite.

Diese Lampen verkauft der B dann in Deutschland unter dem Namen:
McLicht. Kann er Probleme bekommen?
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